VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 



PCT 



recd 1 5 MAR 2005 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT VQE B mc kF 

PATENTIERBARKEIT 1 



(Kapitel II des Vertrags uber die internationale Zusammenarbeit auf dem Geblet 



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 
P27886A/VO Kf 



Internationales Aktenzeichen 
PCT7EP2004A)01225 



WEITERES VORGEHEN 



siehe Formbtatt PCT/IPEA/416 



Internationales Anmeldedatum (Tag/MonaWahr) 
10.02.2004 



Prioritatsdatum (TagMonaWahr) 
27.03.2003 



Internationale PatentWassiflkation (1PK) oder nationaJe Klassffikatlon und IPK 
G06F17/30, G06F9/45 



Anmelder 

ROHDE & SCHWARZ GMBH & CO. KG et al. 



1 Bei diesem Bericht handelt es sich urn den internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, der von der mit der 
* IM^^ PrQfung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 

Artikel 36 Qbermittelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 9 Blatter einschlleBlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a □ (an den Anmelder und das Internationale BQro gesandt) insgesamt Blatter; dabei handelt es sich urn 

□ Blatter mit der Beschreibung, Anspruchen undfcder Z*j chnun 9 e ^ 

zugrunde liegen, undJbder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behdrde zugestimmt hat (siehe Regei 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschritten). 

□ Blatter, die Where Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 Punkt ^ "nd Im Zu^ 
Grunden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die Qber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung in der ursprOnglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

h n (nur an das Internationale Buro gesandt)X> insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen 

^SSS^SS^^ der ** e eln Sequenzprotokoli undfcder die dazugehorigen TabeHen ^altei^ltan. 
nur in cSuterlelbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoli angegeben (stehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschriften). 



Dieser Bericht enthait Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

BegrQndete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkert 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefOhrte Unterlagen 
Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung ^ 



El 


Feld Nr. 1 


□ 


Feld Nr. II 




Feld Nr. Ilr 


□ 


Feld Nr. IV 


M 


Feld Nr. V 


M 


Feld Nr. VI 


El 


Feld Nr. VII 


1* 


Feld Nr. VIII 



Datum der Einreichung des Antrags 



28.09.2004 



Datum der Fertigstellung dieses Berichts 



14.03.2005 



Name und Postanschrlfl der mit der Internationalen Prufung 
beauftragten Behorde 
Europalsches Patentamt 

JD-80298 MOnchen 
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
— Fax: 449 89 2399 - 4465 



Bevollmachtlgter Bedlensteter 
Noll, J 

Tel. +49 89 2399-5995 
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Feld Nr. I Grundlage des Berichts 



□ international Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 lb)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ intemationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 undtoder 55.3) 

"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 
1-15 



in der ursprQnglich eingereichten Fassung 



Anspruche, Nr. 
1-12 



eingegangen am 27.01 .2005 mit Schreiben vom 27.01 .2005 



Zeichnungen, Blatter 

1/4-4/4 



In der ursprQnglich eingereichten Fassung 



□ einem Sequenzprotokoll undfcder etwaigen dazugehSrigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. D Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite „ 
i □ Anspruche: Nr. * 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben). 

A M Dieser Bericht ist ohne BerQcksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefOgten und nachste hend 

(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 
H Anspruche: Nr. 7-8 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben). 

* Wenn Punlct 4 zutrifft, konnen einige oder alls dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 
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Feld Nr. Ill Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuhert, erfinderische Tatigkelt und gewerbliche 
Anwendbarkeit . 

1 . Folgende Telle der Anmeldung wurden nicht daraufhin gepruft, ob die ^^f^^Jjy! 8 neu ' auf 
erfinderischer Tatigkeft beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist. 

□ die gesamte international Anmeldung, 
£3 AnsprQche Nr. 7-8 

BegrQndung: 

n Dip aesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten AnsprQche Nr. beziehen sich auf den 
nZh^^G^^d, fur den keine Internationale voriaufige Prufung durchgefuhrt werden braucht 
(genaue Angaben): 

□ Die Beschreibung, die AnsprQche oder die Zeichnungen ijmachen Sie bitte ^S^^^J^ 13 ^ 
Oder die obengenannten AnsprQche Nr. sind so unklar, daB kein sinnvolles Gutachten erstellt werden 
konnte (genaue Angaben): 

El Die AnsprQche bzw. die obengenannten AnsprQche Nr. 7-8 sind so unzureichend durch die Beschreibung 
gestQtzt, daB kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte. 

□ Fur die obengenannten AnsprQche Nr. wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt. 

□ Das Nucleotid- und/bder Aminosauresequenzprotokoll entspricht nicht dem in Anhang C zu den 
Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard, weil 

die schriftliche Form □ nicht eingereicht wurde. 

□ nicht dem Standard entspricht. 
die computeriesbare Form □ nicht eingereicht wurde. 

nicht dem Standard entspricht. 

□ Die Tabellen zum Nucleotid- und/bder Aminosauresequenzprotokoll, sofern sie nur in computerlesbarer 
Firm wrKgS! entep^hen nicht den in Anhang C-bis zu den Verwaltungsvorschnften vorgeschriebenen 
technischen Anforderungen. 

□ siehe Beiblatt fGr weitere Angaben. 
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Feld Nr V Begrfindete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, cter erfinderischen 
TStigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung _ ■ — - 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erflnderische Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 



Ja: 

Nein: 

Ja: 

Nein: 

Ja: 



Anspruche 

AnsprOche 
Anspruche 

Anspruche 
Anspruche: 



1-12 



1-12 
1-12 



Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



Feld Nr. VI Bestimmte angef uhrte Unterlagen . 

1 . Bestimmte veroffentlichte Unterlagen (Regel 70.10) 
und /oder 

2. Nicht-schriftliche Offenbarungen (Regel 70.9) 
siehe Beiblatt 

Feld Nr. VII Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, daB die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 

Peid Nr. VHI Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

Zur Klarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Anspruche ii 
vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 

siehe Beiblatt 
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Zu Punkt III 

Kejne Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit. erfinderische Tatig keit nnri 
qewerbliche Anwendbarkeit 

1. Die mit Schreiben vom 27.05.2005 eingereichten Anderungen bringen Sachverhalte 
ein, die im Widerspruch zu Artikel 34(2)(b) PCT uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgehen. Es handelt sich dabei 
um folgende eingereichte Anderungen in den Anspriichen 7-8: 
Der in den Anspriichen 7-8 eingefugte Text "mit einer Angabe von 
Detailinformationen des Datenstroms" wird zwar durch ein Ausfiihrungsbeispiel in 
der Beschreibung (Seite 13, Zeile 27 - Seite 14, Zeiie 2) und in Abbildung 5 (30)-(32) 
gestutzt. Dies unterstiitzt aber nicht den wesentlich umfangreicheren Schutzbereich 
der o.g. verallgemeinerten Formulierung. Daher werden Anspriiche 7-8 ohne diese 
Anderung der sachprufung zugrunde gelegt. 



Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

2. In diesem Bescheid werden folgende, im Recherchenbericht zitierte Dokumente ge- 
nannt; die Numerierung wird auch im weiteren Verfahren beibehalten: 

D1 = CA-A-2 255 047 (IBM CANADA) 30. Mai 2000 (2000-05-30) 

3. Erfinderische Tatigkeit des unabhangigen Verfahrensanspruchs 1 

3.1 Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik angesehen. Es offenbart in 
Obereinstimmung mit Anspruch 1 (die Referenzen in Klammem beziehen sich auf 
D1 ; der Originalwortlaut des Anspruchs wird in italic wiedergegeben; Merkmale, die in 
D1 nicht explizit beschrieben werden, werden durchgesh iche n gekennzeichnet; 
Unterschiede zwischen dem Anspruch und D1 werden unterstrichen gekennzeichnet) 
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Verfahren zur Ermittlung von Abweichungen (Seite 1 , Zeile 5-6) einer in einem 
hierarchisch aufgebauten Endsystem einer Telekommunikationseinrichtung 
erzeugten, modular aufgebauten Endsystem-Nachricht (Seite 1, Zeile 26-29: 
"modified file" und Abbildung 1 , rechts "PersonFile2.xml") von einer 
Referenznachricht (Seite 1, Zeilen 26-29: "base file" und Abbildung 1, links 
"PersonFile.xml") mit folgenden Verfahrensschritten: 

Einlesen einer Referenznachricht (Seite 1 0, Zeile 20-21 : "base ... XML file" und 
Seite 13, Zeile 1 1 : "the two input files"), 
• Einlesen einer in dem Endsvst em erzeuaten Endsystem-Nachricht (Seite 1 0, 
Zeile 20-21: "modified XML file" und Seite 13, Zeile 11: "the two-input files"), 
Durchfuhren einer Nachrichtenstrukturanalyse der Referenznachricht (Seite 1 0, 
Zeile 20-21 : "the two files are parsed and two parse trees obtained"), 
Durchfuhren einer Nachrichtenstrukturanalyse der erzeugten Endsystem- 
Nachricht (Seite 10, Zeile 20-21: "the two files are parsed and two parse trees 
obtained"), 

Ermitteln von Abweichungen der Endsystem-Nachricht von der 
Referenznachricht (Seite 6, Zeile 7-21 : "comparison of differencing trees"), 
hinsichtlich der Struktur und der Werte fur Parameter von Struktureinheiten 
(Seite 9, Zeile 3-9 zusammen mit Seite 10, Zeile 1-6 und Abbildung 3(42) und 
((52)) und 

Ausgeben von gegenuber der Referenznachricht abweichenden 
Struktureinheiten unterAngabe der Werte der Parameter der jeweiligen 
Struktureinheit (Seite 9, Zeile 3-9 zusammen mit Seite 10, Zeile 1-6 und 
Abbildung 3(42) und ((52)) der in dem Endsystem erzeuaten Endsystem- 
Nachricht (Seite 9, Zeile 11-13, Seite 13, Zeile 17-18 und Abbildung 3). 

3.2 Der Gegenstand von Anspruch 1 unterscheidet sich daher von dem in D1 
offenbarten Stand der Technik dadurch, daB die Endsystem-Nachricht von einer 
Telekommunikationseinrichtung erzeugt wird. 

3.3 Die Anwendung des Verfahrens zum Vergleich von XML Dokumenten aus D1 auf 
eine von einer Telekommunikationseinrichtung erzeugte Endsystem-Nachricht stellt 
nur eine Anwendung des allgemeinen Verfahrens aus D1 auf Nachrichten aus dem 
Telekommunikationsbereich dar. Gema3 der Beschreibung, Seite 7, Zeile 11-19 
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und Figur 3(7) werden alle Nachrichten in dem beanspruchten Verfahren im XML- 
Format abgespeichert. 

Somit ist der einzige Unterschied zwischen Anspruch 1 und D1 , daB die 
Beschreibungssprache XML aus D1 zur strukturierten Darstellung von Inhalten aus 
dem Bereich der Telekommunikation verwendet wird. 



3.4 Daher ist der Gegenstand von Anspruch 1 gemaB PCT-Richtlinien, Abschnitt 

13.14(a)(v) als nicht erfinderisch im Sinne von Artikel 33(3) PCT zu betrachten. 

4. Erfinderische Tatigkeit der abhangigen Anspruche 2-8 

Die abhangigen Anspruche 2-8 scheinen keine zusatzlichen Merkmale zu enthal- 
ten, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den die 
Anspruche riickbezogen sind, die Erfordernisse des PCT in bezug auf erfinderische 
Tatigkeit erfullen. Die Grunde dafur sind die folgenden: 



Anspruche 2-4: In Dokument D1 werden folgende Farbkodierungen 
verwendet, um die Unterschiede zwischen Strukturelementen der 
Referenznachricht und der zu vergleichenden Nachricht zu kennzeichnen 
(Seite 8, Zeile 25-27 und Abbildung 3): 

Schwarz: identisch in der Referenznachricht und der zu vergleichenden 

Nachricht. . , 

Rot: nur in der Referenznachricht und nicht in der zu vergleichenden 

Nachricht vorhanden. 
Blau: nicht in der Referenznachricht und nur in der zu vergleichenden 

Nachricht vorhanden. 
• Anspruch 5: Die Struktureinheiten in D1 werden hierarchisch aufgebaut 
dargestellt (Seite 3, Zeile 19-20 und Abbildung 3(30)). 
Anspruch 6: Die Ausgabe erfolgt in D1 in einem ersten Bildschirmbereich 
(Seite 8, Zeile 23-25 und Abbildung 3(30)). 

Anspruche 7 und 8: Dokument D1 beschreibt, daB jeweils in einem weiteren 
Bildschirmbereich Strukturelemente derzu vergleichenden Nachricht (Seite 2, 
Zeile 19 und Abbildung 3(50)) und der Referenznachricht (Seite 2, Zeile 18 
und Abbildung 3(40)) dargestellt werden. Die farbliche Kennzeichnung 
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identifiziert identische und unterschiedliche Strukturelemente (Seite 8, Zeile 
25-27). 

Daher sind die Anspruche 2-8 nicht erfinderisch im Sinne von Artikel 33(3) PCT. 

5. Erf inderische Tatigkeit der Anspruche 9-1 2 

Die Einwande bezuglich erfinderischer Tatigkeit der Verfahrensanspriiche 1-8 gelten 
entsprechend auch fur das digitale Speichermedium mit elektronisch auslesbaren 
Steuersignalen aus Anspruch 9, das nur die Verfahrensschritte aus Anspriichen 1-8 
ausfuhrt. 

Die Einwande bezuglich erfinderischer Tatigkeit der Verfahrensanspruche 1-8 gelten 
entsprechend auch fur das Computerprogramm aus Anspriichen 10-11, das nur 
Programmcode-Mittel enthalt, um die Verfahrensschritte aus Anspriichen 1-8 
auszufuhren, unabhangig davon, ob das Programm auf einem Computer ausgefuhrt 
wird Oder auf einem maschinenlesbaren Datentrager gespeichert wird. 
Die Einwande bezuglich erfinderischer Tatigkeit der Verfahrensanspruche 1-8 gelten 
entsprechend auch fur das Computerprogramm-Produkt aus Anspruch 12, das nur 
Programmcode-Mittel enthalt, um die Verfahrensschritte aus Anspriichen 1-8 
auszufuhren. 

Zu Punkt Vll^ 

I 

6. Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

6.1 Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT wird in der 
Beschreibung der in den Dokument D1 offenbarte einschlagige Stand der Technik nicht 
vollstandig angegeben. 

6.2 Die unabhangigen Anspruche 1 und 9-12 sind nicht in der zweiteiligen Form nach 
Regel 6.3 b) PCT abgefaBt. Im vorliegenden Fall erscheint die Zweiteilung jedoch 
zweckmaBig. Folglich sollten die in Verbindung miteinander aus dem Stand der Technik 
bekannten Merkmale (Dokument D1) im Oberbegriff zusammengefaSt (Regel 6.3 b) 
I) PCT) und die Qbrigen Merkmale im kennzeichnenden Teil aufgefuhrt werden (Regel 
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6.3 b) ii) PCT). 
Zu Punkt VIII 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

7. Klarheit der Anspruche, der Beschreibung und der Abbildungen 

7.1 Auf Seite 12, Zeile 14 der Beschreibung werden die lediglich in der Endsystem- 
Nachricht vorhandenen Strukturheiten mit den Referenzzeichen "24.1 END , 24.1. 1 END 
sowie 28" referenziert. Dahingegen werden im Widerspruch zu diesen Referenzzeichen 
dieselben Strukturelemente auf Seite 12, Zeile 31-32 mit "24.1 END , 24.1 .1 ^ sowie 27" 
bezeichnet. 
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